BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 150/04 Verkindet am
25. Juli 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 743 038

BPatG 154
08.05



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mundliche Verhandlung vom 25. Juli 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die am 30. August 2000 eingetragene, in
Deutschland fir ,Peaux d'animaux, coffrets destinés a contenir des articles de
toilette dits ,vanity-cases”, sacs a main, mallettes; Chaussures, gants
(habillement); Lacets de chaussures* geschitzte IR-Marke Nr. 743 038

GINO ROSSI
Widerspruch eingelegt
1. aus ihrer international seit 11. November 1991 fir ,Chaussures” eingetrage-
nen IR-Marke Nr. 577 643

MISS ROSSI

2. aus ihrer am 18. Oktober 1996 angemeldeten und seit 15. Mai 2000 u. a.
fur ,Waren aus Leder und Lederimitationen, nadmlich Taschen, Handtaschen, Um-
hangetaschen, Koffer, Schlisselringetuis, Kosmetikkoffer ohne Inhalt; Briefta-
schen, Geldbérsen, Dokumentenkoffer, Aktentaschen, Aktentaschen in der Art von

Aktenmappen, Reisetaschen, Einkaufstaschen, Regenschirme; Bekleidungssti-



cke, namlich Schals, Halstiicher, Krawatten, Hemden, Blusen, Gdrtel, Hite, T-
Shirts, Pullover, Regenmaéntel, Récke, Jacken, Hosen, Socken, Strimpfe; Schuhe,
Stiefel, Sandalen, Hausschuhe* eingetragenen Gemeinschaftsmarke 391 656

SERGIO ROSSI.

Die Markenstelle fur Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 30. Marz 2004 beide Widerspriche mit der Begrindung
zuruckgewiesen, trotz teilweiser Warenidentitdt sei eine Verwechslungsgefahr
nicht gegeben, weil die Marken jeweils nicht allein durch den Ubereinstimmenden
Bestandteil ,ROSSI* gepréagt wirden. Bei aus Vor- und Zunamen zusammenge-
setzten Zeichen achte der Verkehr nicht allein auf den Familiennamen. Die Wider-
spruchsmarke zu 1 ,MISS ROSSI* erscheine den angesprochenen Verkehrskrei-
sen als Gesamtbegriff, den sie nicht verkirzen wirden. In ihrer Gesamtheit unter-
schieden sich beide Marken hinreichend durch die vorangestellten Bestandteile

,Gino“ und ,Miss".

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie
halt eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich beider Widerspruchsmarken fir gege-
ben. Insoweit liege teils Warenidentitat, teils Waren&hnlichkeit vor. Eine originare
Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarken bestehe nicht, vielmehr ver-
fugten sie im Inland infolge starker Benutzung sogar Uber eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft, was sich aus den eingereichten Unterlagen ergebe. In ihrem vi-
suellen, klanglichen und begrifflichen Gesamteindruck seien die sich gegenuber-

stehenden Marken &hnlich, so dass eine Verwechslungsgefahr bestehe.



Die Widersprechende beantragt,

1. den Beschluss vom 30. Méarz 2004, insoweit in ihm der
Widerspruch aus dem deutschen Teil der IR 577 643 MISS ROSSI
zurlckgewiesen wird, aufzuheben und der Marke IR 743 038
GINO ROSSI der ,GINO ROSSI* sp. z. 0. 0. den Schutz in der
Bundesrepublik Deutschland zu verweigern,

2. den Beschluss vom 30. Marz 2004, insoweit in ihm der
Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 391 656 SERGIO
ROSSI zuriickgewiesen wird, aufzuheben und der Marke
IR 743 038 GINO ROSSI der ,GINO ROSSI* sp.z.o0.0. den

Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie halt eine Verwechslungsgefahr fur ausgeschlossen. Dabei sei zu beachten,
dass die jeweils beanspruchten Waren nicht identisch seien. Die Widerspruchs-
marken verfligten von Haus aus auch nur Uber eine geringe Kennzeichnungskraft;
eine Starkung infolge Benutzung sei nicht hinreichend belegt. Die Marken seien

schlief3lich auch nicht ahnlich.

In der mindlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.



A. Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle
hat zu Recht und mit zutreffender Begrindung, der sich der Senat anschliel3t, den
Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmar-
ken nach 843 Abs.2 Satz2, §42 Abs.2 Nr.1, 89 Abs.1 Nr.2 MarkenG

zuruckgewiesen.

Unter Bericksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mitein-
ander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Marken-
ahnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH
GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei
ein geringer Grad der Ahnlichkeit der Waren durch einen gréReren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl.
EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923
Tz.16f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), ist die Ahnlichkeit der sich
gegenuberstehenden Marken zu gering, um trotz weitgehender Warenidentitat und
zumindest normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Ver-

wechslungsgefahr zu begrinden.

1. Soweit die jingere Marke und beide Widerspruchsmarken jeweils Schuhe

beanspruchen, liegt Warenidentitat vor.

Die Waren der Klasse 18 im Warenverzeichnis der jingeren Marke (,vanity-
cases") fallen unter den Oberbegriff ,Taschen* im Warenverzeichnis der Wider-

spruchsmarke 2, so dass auch insoweit von Warenidentitat auszugehen ist.

Die in Klasse 26 von der angegriffenen Marke beanspruchten ,lacets de
chaussures” wiederum sind zu den fur die Widerspruchsmarke 2 geschitzten

Schuhen unter dem Blickwinkel ergéanzender Waren hochgradig ahnlich.



2. Die Widerspruchsmarken verfiigen jeweils Uber durchschnittliche Kenn-

zeichnungskratft.

a) Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Schwachung der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke behauptet und hierzu insbesondere auf
die haufige Verwendung des Namens ,Rossi“ verwiesen hat, vermag der Senat
dem nicht zu folgen. Da eine Schwachung nur durch benutzte Drittmarken in Be-
tracht kommt, hatte es weiterer Darlegungen Uber die sich einer Amtsermittiung
entziehende tatsachliche Verwendung der von der Inhaberin der angegriffenen
Marke genannten Zeichen bedurft, an denen es aber fehlt. Zudem liegt eine
Schwachung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nur vor, wenn sie
fur alle Bestandteile anzunehmen ware; schon von der Registerlage, also unge-
achtet ihrer tatsachlichen Benutzung, scheitert dies aber schon im Vorfeld daran,
dass sowohl ,MISS ROSSI* als auch ,SERGIO ROSSI* als Marken in Klasse 25
gerade nicht haufig anzutreffende registrierte Zeichen sind. Auch fur die Wider-
spruchsmarke 1 ,MISS ROSSI" gilt nichts Anderes; denn selbst wenn fur den Be-
standteil ,MISS" ein beschreibender Anklang in Form eines Hinweises auf Mad-
chenmode bzw. Mode fir junge Frauen unterstellt wirde (wogegen allerdings
spricht, dass sich dieser Bestandteil in der Marke allein auf den nachfolgenden
Namen bezieht und damit lediglich den Namenstrager als - unverheiratete - Frau
bezeichnet), fehlt es an Belegen fir eine Haufigkeit der Kombination dieses Be-
standteils mit dem nachfolgenden Namen ,ROSSI“, so dass sich auch hieraus

eine Kennzeichenschwache der Widerspruchsmarke 1 nicht herleiten lasst.

b) Umgekehrt liegt allerdings auch keine Erhéhung der Kennzeichnungskraft
vor. Zwar sprechen die von der Widersprechenden vorgelegten Angaben Uber die
Umsatze daflr, dass es sich um gut benutzte Marken handelt, mangels Darlegung
von Vergleichsgrof3en vermag der Senat aber eine Prdsenz am Markt nicht fest-
zustellen, die eine Erhéhung der Kennzeichnungskraft nahe legen kénnte, selbst
wenn man unterstellt, dass SERGIO ROSSI oder MISS ROSSI eine gewisse Be-

kanntheit als Marken haben.



3. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden unterscheiden sich die zu ver-
gleichenden Marken in visueller, akustischer und semantischer Hinsicht hinrei-
chend durch die jeweils vorangestellten unterschiedlichen Vornamen GINO und
SERGIO bzw. durch die Abweichungen in dem auf einen weiblichen Namenstra-

ger hindeutenden Vorsatz ,MISS" in der Widerspruchsmarke 1.

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus dem Hinweis der Widersprechenden auf
den in allen Marken enthaltenen gemeinsamen (Nach-)Namen ,ROSSI“. Ein Er-
fahrungssatz, dass sich der Verkehr bei Marken, die erkennbar aus Vor- und
Nachnamen gebildet sind, nur am Nachnamen orientiert, besteht nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs nicht (vgl. GRUR 2000, 233, 234 - ELFI
RAUSCH/RAUCH; GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link; Mitt. 2005, 314, 315
- MEY/Ella May). Das gilt insbesondere fur den Bekleidungsbereich, in dem Her-
steller- bzw. Designermarken sehr haufig aus Vor- und Familiennamen gebildet
sind (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 -Lions; a.a.O. -MEY/Ella May;
BPatGE 47, 198, 203 f. - Ella May). Die deutschen Verbraucher fassen solche
Kennzeichen daher in der Regel so auf, wie sie ihnen entgegentreten. Auch die
européaischen Gerichte haben sich dem angeschlossen (vgl. EuG GRUR Int. 2005,
503 [Rz. 73-76] - Rossi). Dem steht auch die ,THOMSON LIFE"“-Entscheidung des
EuGH (GRUR 2005, 1042) nicht entgegen, denn diese Entscheidung geht fur den
Regelfall vom Gesamteindruck aus (vgl. a. a. O. [Rz. 28] und nimmt lediglich fur
einen ganz bestimmten Fall, namlich der identischen Ubernahme der &lteren
Marke unter Hinzufigung der Firma des Inhabers der angegriffenen Marke, eine
Ausnahmesituation an (vgl. a.a.O. [Rz.30]); damit ist die vorliegende
Konstellation schon im Ansatz nicht vergleichbar. Soweit das EuG beim Vergleich
von ENZO FUSCO und ANTONIO FUSCO (GRUR Int. 2005, 499) FUSCO als
dominierend angesehen hat, ist dies auf die Berilicksichtigung der italienischen
Rechtsprechung und den nicht sehr verbreiteten Nachnamen FUSCO

zurickzufiuhren.



Schliel3lich fuhrt auch die ,ELLA MAY*“-Entscheidung des Senats (BPatGE 47,
198, bestatigt durch BGH GRUR 2005, 513) zu keiner anderen Beurteilung, denn
- neben der gesteigerten Kennzeichnungskraft - war bei dieser maf3geblich, dass
der Verkehr wegen der Klangidentitat der Nachnamen der (akustischen) Fehlvor-
stellung unterliegen kénne, bei dem allein durch den zusatzlichen Vornamen er-
ganzten jungeren Zeichen handele es sich um dieselbe Person wie die mit der nur
aus dem klangidentischen Nachnamen bestehenden Widerspruchsmarke be-
zeichnete, so dass er beide Zeichen féalschlich demselben Unternehmen zuordnet.
Eine vergleichbare Lage liegt hier aber unabhéngig von der Frage der Kennzeich-
nungskraft schon deshalb nicht vor, weil die Unterschiede in den Vornamen bzw.
in dem auf das Geschlecht des Namenstragers hindeutenden vorangestellten Zu-

satz ,MISS* einer solchen Fehlvorstellung erkennbar entgegenwirken.

4. Da somit im Ergebnis trotz Warenidentitat und normaler Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke nur sehr geringe, an Unéhnlichkeit heranreichende
Zeichenahnlichkeiten vorliegen, scheidet eine Verwechslungsgefahr aus. Der Be-
schwerde der Widersprechende gegen den ihren Widerspruch somit zutreffend
zuruckzuweisenden Beschluss der Markenstelle war daher der Erfolg zu versa-
gen.



B. Da Grunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach § 71
Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat
es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen auf3ergerichtlichen
Kosten selbst zu tragen haben (8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften



